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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

5 pdivand helmikuuta 2016 *

Yhteison tavaramerkki — Vaitemenettely — Hakemus sanamerkin kicktipp rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki KICKERS — Asetuksen
(EY) N:o 2868/95 19 saint6 — Asetuksen N:o 2868/95 98 sdannon 1 kohta —
Suhteellinen hylkdysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
Asiassa T-135/14,
Kicktipp GmbH, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja A. Dreyer,
kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
I. Harrington,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssd menettelyssd oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Societa Italiana Calzature Srl, kotipaikka Milano (Italia), edustajanaan asianajaja G. Cantaluppi,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2013 tekemadstd péaatoksestd (asia
R 1061/2012-2), joka liittyy Societa Italiana Calzature Srlin ja Kicktipp GmbH:n viliseen
vditemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
J. Schwarcz ja V. Tomljenovi¢,

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2014 jédtetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2014 jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.6.2014 jétetyn viliintulijan vastineen,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon wunionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2014 jdtetyn kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon osapuolten vastaukset unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen,

ottaen huomioon sen, etteivat asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille on ilmoitettu
kirjallisen kasittelyn padttymisestd, pyytdneet jirjestiméédn suullista késittelyd, ja pédtettyddn unionin
yleisen tuomioistuimen 2.5.1991 annetun tydjarjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman

suullista kasittelya,

on antanut seuraavan

tuomion' [- -]

Asianosaisten vaatimukset
16 Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédtoksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
17 SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
18 Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkda kanteen ja vahvistaa riidanalaisen paitoksen samoin kuin véiteosaston 5.4.2012 tekemén
péaatoksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, mukaan lukien SMHV:n valituslautakunnassa
ja véiteosastossa aiheutuneet kulut.

1 — Téstd tuomiosta on otettu tihdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitaé aiheellisena.
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Oikeudellinen arviointi [— —]
2. Asiakysymys [— —]

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 1 ja 2 kohdan rikkomista

[ -]
Ensimmaisen kanneperusteen perusteltavuus [— -]

— Kysymys siitd, voiko uudistamistodistuksen esittdminen riittdd osoittamaan véitteen perustana olevan
tavaramerkin olemassaolon, voimassaolon ja suojan laajuuden

Kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
viitteentekijdn on esitettdva jdljennos viditteen perustana olevan tavaramerkin rekisterdintitodistuksesta
ja tapauksesta riippuen viimeisimmadstd uudistamistodistuksesta, kun taas viliintulija on esittinyt
pelkastdan uudistamistodistuksia.

On todettava, ettd viliintulija ei todella ole esittdnyt aikaisemman tavaramerkin rekisterdintitodistusta.
Se on nimittdin  toimittanut vditekirjelmén liitteend pelkdstddn todistuksen = viimeistd
uudistamistodistusta  koskevasta hakemuksesta ja 8.11.2010 pdivatyn kirjelmén liitteend
uudistamistodistuksen.

On lisdksi huomattava, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sddannon 2 kohdan ensimmadisen virkkeen
mukaan viitteentekijan on esitettdvd “todisteet aikaisemman merkkinsd - — olemassaolosta ja
voimassaolosta sekd sen antaman suojan laajuudesta”. Asetuksen N:o 2868/95 19 sddannén 2 kohdan
toisessa virkkeessd mainitaan todisteet, jotka viitteentekijan on “erityisesti” esitettava.

Asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmaiisen osan
sanamuodon, sellaisena kuin se on ranskankielisessd versiossa, mukaan viitteentekijan on esitettdva
aikaisemman tavaramerkin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, rekisterdintitodistus ”ja” tapauksesta
riippuen viimeisin uudistamistodistus. Tédmdn sanamuodon mukaan viitteentekijan on siis
lahtokohtaisesti toimitettava rekisterdintitodistus, vaikka se toimittaisi uudistamistodistuksen. Muissa
taman asetuksen kieliversioissa vahvistetaan, ettd ldhtokohtaisesti myos rekisterodintitodistus on
toimitettava, silld ne sisdltdvat konjunktion 7”ja” vastineen, esimerkiksi ”and” englanninkielisessad

versiossa, "y’ espanjankielisessd versiossa, “ed” italiankielisessd versiossa, “e” portugalinkielisessd
versiossa ja "en” hollanninkielisesséd versiossa.

On tosin niin, ettd saksankielisessd versiossa asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdasta kaytetdan konjunktiota "oder” (tai). Kun kuitenkin otetaan huomioon se seikka, ettd
kyseisen sddnnoksen ranskan-, englannin-, espanjan-, italian-, portugalin- ja hollanninkieliset versiot
sisdltavat kaikki konjunktion ”ja” tai sen vastineen kullakin kielelld, se seikka, ettd saksankielisessa
versiossa kdytetddn konjunktiota "oder”, ei ole merkityksellinen.

Asetuksen N:o 2868/95 19 sddannon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan lopun mukaan vaitteentekijélla
on myds mahdollisuus esittdd “muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat perdisin tavaramerkin
rekisteroineeltd hallintoviranomaiselta”.

Taltd osin on ratkaistava, koskeeko mahdollisuus toimittaa vastaava asiakirja pelkdstdan velvollisuutta
esittdd uudistamistodistus vai koskeeko se velvollisuutta esittdd kyseiset kaksi asiakirjaa, nimittdin seka
rekisterointitodistus ettd uudistamistodistus. Kieliopilliselta kannalta kumpikin ndistd tulkinnoista on
mahdollinen. Nimittdin virkkeessd “sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisterdity, jdljennos asiaa
koskevasta rekisterointitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmastd uudistamistodistuksesta,
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joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu méadrdaika ja
mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat perdisin tavaramerkin
rekisteroineeltd hallintoviranomaiselta” osa "tai muut vastaavat asiakirjat” voi koskea joko néitd kahta
asiakirjaa eli seka rekisterdintitodistusta ettd uudistamistodistusta, tai pelkastddn toista niista.

Tatd sadnnostd on tulkittava siten, ettei mahdollisuus toimittaa vastaava asiakirja koske pelkastdan
uudistamistodistusta, vaan sekd rekisterdintitodistusta ettd uudistamistodistusta. Nimittdin vaatimus
toimittaa rekisterdintitodistus ei ole pddmaara sellaisenaan, vaan sen tarkoituksena on antaa SMHV:lle
luotettava todiste sen tavaramerkin olemassaolosta, johon viite perustuu. On huomattava, ettd
asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan ensimmadisessd virkkeessd sdddetddn, ettd viitteentekijan
on esitettivd “todisteet” aikaisemman tavaramerkkinsd olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen
antaman suojan laajuudesta ja ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan toinen virke on vain
tarkennus niistd seikoista, jotka on toimitettava ndiden “todisteiden” toimittamiseksi. Asetuksen
N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan teleologinen tulkinta mahdollistaa néin ollen sen toteamisen, ettd
lopulta olennaista on, ettd SMHV:lld on luotettava "todiste” véitteen perustana olevan aikaisemman
tavaramerkin olemassaolosta ja voimassaolosta sekéd sen antaman suojan laajuudesta.

Tamédn vaatimuksen tdyttdd sellaisen asiakirjan esittdminen, joka on perdisin toimivaltaiselta
viranomaiselta ja joka sisdltdd samat tiedot kuin ne, jotka ovat rekisterdintitodistuksessa. Ei voida
vaatia, ettd viitteentekija esittdd rekisterdintitodistuksen, kun se on esittdnyt samalta viranomaiselta
perdisin olevan asiakirjan, joka on siis yhtd luotettava kuin rekisterdintitodistus ja siséltda kaikki
tarvittavat tiedot.

On siis mahdollista toimittaa “vastaava” asiakirja, joka korvaa sekéd rekisterdintitodistuksen ettd
uudistamistodistuksen. On my6s mahdollista, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnén 2 kohdan
a alakohdan ii alakohdassa mainittu toinen asiakirja eli uudistamistodistus on samalla ensimmadista
asiakirjaa eli rekisterdintitodistusta “vastaava asiakirja”. Kun uudistamistodistus sisaltdd kaikki
tarvittavat tiedot vditteen perustana olevan tavaramerkin olemassaolon ja voimassaolon sekd sen
antaman suojan  laajuuden  arvioimiseksi, tdmdn asiakirjan esittiminen on asetuksen
N:o 2868/95 19 saannon 2 kohdan ensimmadisessd virkkeessa tarkoitettu “todist[e] sen aikaisemman
merkkinsd —— olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen antaman suojan laajuudesta”. On
muistettava, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sddannoén 2 kohdan teleologisen tulkinnan mukaan
ratkaiseva tekija on asiakirjan sisalto sekd se, ettd se on perdisin toimivaltaiselta viranomaiselta.

Edelld esitetystd johtuu, ettd uudistamistodistuksen esittdminen riittdd osoittamaan viitteen perustana
olevan tavaramerkin olemassaolon, voimassaolon ja suojan laajuuden, jos siind on kaikki tdtd varten
tarvittavat tiedot.

[ -]
— Viitekirjelmén liitteend toimitettujen asiakirjojen riittavyys [— —]

Kantaja vdittaa tdstd, ettd asetuksen N:o 2868/95 98 sd@nnon 1 kohdassa sdddetéddn, ettd kun asiakirjasta
on jatettdvd kddnnos, kddnnoksestd on kiytdvd ilmi asiakirja, jota se koskee, ja kddnnoksen on
vilitettavd edelleen alkuperdisen tekstin rakenne ja sisalto.

Kasiteltavéssa asiassa viliintulijan toimittama kddnnos ei sisdlld mitdédn nimenomaista mainintaa, joka
osoittaisi, mikd on alkuperdinen asiakirja, joka on kéénnetty. Téllainen nimenomainen maininta ei ole
valttdmaton sen asiakirjan tunnistamiseksi, johon kadnnoksessa viitataan, kun alkuperdinen asiakirja ja
kadnnos toimitetaan yhdessd. Kasiteltavdssd asiassa SMHV:n asiakirjavihkosta ilmenee, ettd kaannos
esitetddn heti alkuperdisen asiakirjan jdlkeen. Téssd tilanteessa ei ole epiilystd siitd, mikd on se
alkuperéinen asiakirja, jota kddnnos koskee.
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[ -]

On todettava, ettd kun uudistamista on haettu méérédajassa, mutta toimivaltainen viranomainen ei ole
vield lausunut tdstd hakemuksesta, on riittdvad esittdd todistus hakemuksesta, jos se on perdisin
toimivaltaiselta viranomaiselta ja sisdltdd kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvdt tavaramerkin
rekisterointiin, sellaisina kuin ne ilmenisivdt rekisterdintitodistuksesta. Niin kauan kuin véitteen
perustana olevaa tavaramerkkia ei ole uudistettu, tavaramerkin haltijan on nimittdin mahdotonta esittda
uudistamistodistusta, eika sille voi aiheutua haitallisia seurauksia siitd, ettd toimivaltainen viranomainen
tarvitsee tietyn ajan lausuakseen hakemuksesta. Tamd sama ajatus ilmenee lisdksi asetuksen
N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan i alakohdasta, jossa sdddetédn, ettd kun tavaramerkkié
ei ole vield rekisterdity, on riittdvaa esittdd jaljennos hakemuksesta.

Sitd vastoin silloin, kun véditteen perustana oleva tavaramerkki rekister6idddn, ei ole asetuksen
N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan endi riittdvaa esittda todistus
hakemuksesta. On siis tarpeen esittdd rekisterdintitodistus tai vastaava asiakirja. Saman ajatuksen

mukaisesti ei ole riittdvda esittdd todistusta, joka osoittaa uudistamishakemuksen jattamisen, kun
uudistaminen on tehty.

[ -]
Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) toisen
valituslautakunnan 12.12.2013 tekemi paitos (asia R 1061/2012-2) kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Kicktipp
GmbH:n oikeudenkiyntikulut.

3) Societa Italiana Calzature Srl vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan.
Dittrich Schwarcz Tomljenovic¢
Julistettiin Luxemburgissa 5 pdivand helmikuuta 2016.

Allekirjoitukset
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